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SCHRIFTLICMER BESCHEID DER 
IMTPR IMATIONALEN 
RECHERCHENBEHORDE 

fReael 43bis 1 PCT) 


Absendedatum 

(TagMlonat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/21 0 (Blatt 2) 


Aktenzeichen des Anmelders oder Anwatts 

siehe Formular PCT/ISA£20 


WEITERES VORGEHEN 

siehe Punkt 2 unten 


Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jaht) Pnoritatsdatum (Tag/MonaVJanr) 
PCT/EP2004/D001 00 09.01 .2004 09. 01 .2003 


Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klasstfikation und IPK 
C12N1/15, C12N15&0, C12P23/00 


Anmelder 

BASF AKTIENGESELLSCHAFT 



1. 



Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld Nr. 


I 




Feld Nr. 


II 


□ 


Feld Nr. 


111 


□ 


Feld Nr. 


IV 




Feld Nr. 


V 



□ Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. VII 

□ Feld Nr. VIII 



Grundlagedes Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkert 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 43fc/s.1(a)(i) hinsichtllch der Neuheit, der erfinderischen Tatigkert 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intern at ion ale n Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



2. WEITERES VORGEHEN 

Wird ein Antrag auf international vorlaufige Prufung gestelft, so gilt dieser BescheicJ als schriftlicher Bescheid der 
mh de inVernationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde ("IPEA"): dies trifft mcht zu, wen n der Anmelder 
Se iSndere Behorde als diese als IPEA wahft und die gewahlte IPEA dem Internationale Buro nach Regel 66.1bis b) 
mrtgS hat, daB schriftliche Besche.de dieser Internationalen Recherchenbehord^ n.cht anerkannt werden. 

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder 
aLrfoefordert bei der IPEA vor Abiau I von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formnblatt PCT/ISA220 abgesandt 
wurde oder vor Ablaut von 22 Monaten ab dem Prioritatsdatum, je nachdem, welch e Frist spater ablauft, eine 
schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 

Weitere Optionen siehe Formblatt PCTdSA/220. 
3. Nahere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220. 



Name und Postanschrrft der mit der internationalen 
Recherchenbehorde 

Europaisches Patentarnt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399-4465 



J) 



Bevollmachtigter Bediensteter 

Vogt, T 

Tel. +49 89 2399-8477 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/0O01OO 



Fe ld Nr. I Grundtage des Bescheids 

1 Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeidung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist aut der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemaft Regeln 12.3 und 23.1 b)). 

2 Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz, die in der internationalen Anmeidung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

E3 Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

E! in schriftlicher Form 

CE3 in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

ED in der eingereichten internationalen Anmeidung enthalten 

(3 zusammen mit der internationalen Anmeidung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

3 □ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls undybder einer dazugehorigen Tabelle 
eingereicht, so sind zusatzlich die erforderlichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeidung in der eingereichten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nicht Liber sie hinausgeht, vorgelegt worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 
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Internationales Aktenzeichen 
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Feld Nr. II Prioritat 



1 El Das tolgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden: 

S Abschritt der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regel 43b/s.1 
und 66.7(a)). 

□ Ubersetzung der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regel 43b/s.1 
und 66.7(b)). 

Daher war es nicht moglich, die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs zu prufen Der Bescheid wurde trotzdem 
in der Annahme erslellt, dafi das beanspruchte Prioritatsdatum das maligebhche Datum ist. 



Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtigung der beanspruchten Prioritat erstelK worden, da sich der 
p forrtatsanspruch als ungiiltig erwiesen hat (Regeln 43o/s.1 und 64.1). Fur d.e Zwecke dieses Besche.ds 
gilt daher das vorstehenc I genannte Internationale Anmeldedatum als das maBgebhche Datum. 



2. □ 

3. Etwaige zusatzliche Bemerkungen 



F e id Nr V Begriindete Feststellung nach Regel 43b/s.1(a)(i) hlnslchtlich der Neuheit, der 
ert^derischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit 

Erfinderische Tatigkeit 
Gewerbliche Anwendbarkeit 



Ja: Anspruche 2,8,10-13,15-18,21,24-30,34,36-38 
Nein: Anspruche 1,3-7, 9, 14, 19, 20, 22, 23, 31-33, 35 

Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 1-38 

Ja: Anspruche: 1-38 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DER INTERN ATIONALEN 
RFCHERCHEBEHORDE (BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP04/00100 



7n Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit und der erfinderischen 
Tatigkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung. 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1 : WO 98/46772 A. 

D2: VAN HEESWIJCK ET AL. (1 984) CARLSBERG RES. COMM. 49, 691 -702. 

D3: NAVARRO ET AL. (2000) EUR. J. BIOCHEM. 267, 800-807. 

D4: NAVARRO ET AL. (2001 ) MOL. GENET. GENOMICS. 266, 463-470. 

D5: SKORY (2002) MOL. GENET. GENOMICS. 268, 397-406. 

D6: US-B1 -6 413 736. 

D7: US 2002/051 998 A1 . 

D8: LEE ET AL. (2002) APP. MICROBIOL. BIOTECHNOL. 60, 1-11. 

D9: AN ET AL. (1 996) GENE 1 76, 93-96. 

D10: NICOLAS ET AL. (2003) EMBO J. 22, 3983-3991 . 

D1 0 wird nicht als Stand der Technik nach R. 64(1 ) PCT betrachtet. 
Neuheit (Art. 33(2) PCT). 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1,3-7, 9, 14, 19, 20, 22, 23, 31-33, 35 im Sinne von 
Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart die Herstellung von genetisch 
transformierten filamentosen Pilzen, sowie Pilze der Gattung Blakeslea (s. 16, z. 6). Es 
wird beabsichtigt um die hergestellten Pilze fur die Herstellung von sekundairen 
Metaboliten, sowie Carotinoide, zu verwenden (s. 27, z. 9). Des weiteren wird 
beabsichtigt um eine genetische Veranderung des Genoms vor zu nehmen, zum 
Beispiel durch homologe Rekombination. D1 offenbart auf s. 19, z. 5-29, daG wenn die 
gentisch veranderte Pilze zur Herstellung von sekundairen Metaboliten bestimmt sind, 
daG Expressionscassette mit den erforderlichen Genen in das Genom eingefiihrt 
werden konnen. Die Selektion und Anzucht der gentechnisch veranderten Zellen 
werden zum Beispiel in Anspruch 21 offenbart. Ein Verfahren zur Herstellung von 
Metaboliten wird in Anspruch 28 offenbart. 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DER INTERNATIONAL^ 
RFP.HERCHEBEHORDE (BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP04/00100 



D1 wird als neuheitsschadlich gesehen weil der Pruferder Meinung ist, daB die 
Kenntnisse aus D1 dem ungenauen und breiten Wortlaut der vorliegenden Anspruche 
entsprechen. 

Erf inderische Tatigkeit (Art. 33(3) PCT). 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weii 
der Gegenstand der Anspruche 1 -38 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne 
von Artikel 33(3) beruht. 

Der Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich von dem bekannten D1 dadurch, 
daB das Verfahren auf Pilze der Art Biakesiea trispora begrenzt ist. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, ein Verfahren bereitzustellen zur Herstellung von gentechnisch verandertem 
Biakesiea trispora. 

In Betracht genommen, daB 

Anspruch 1 keine besonderen Merkmale bezuglich der Transformation 

veroffentlicht, 

D1 die Herstellung von gentechnisch veranderten Pilzen der Gattung Biakesiea 
offenbart, 

Organismen der Art Biakesiea trispora fur ihre Produktion von p-Carotin bekannt 
sind, und 

genetische Mutationen zur Steigerung der Carotinoideproduktion der Art 
Biakesiea trispora bekannt sind, 
kann die erfinderische Tatigkeit des Anspruchs 2 nicht anerkannt werden. 

Die Verwendung von einem ein gpdA Promotor, hph Resistenzgen und/oder trpC 
Terminator enthaltenden Plasmid zur Transformation ist ebenfalls nicht erfinderisch, 
weil dies schon aus D9 bekannt ist (siehe Abb. 1). 

Wie schon in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung erwahnt wurde, ist eine 
Homokaryotisierung nur dann notwendig wenn eine genomische Gendeletion 
vorgenommen werden soli. Nicht aber wenn Genen zugefugt werden sollen, sowie in 
D1 , D2, D3, D4 und D5 offenbart wurde. Als alternative zur homokaryotisierung wahre 
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es aber auch moglich um eine RNA-Silencing vor zu nehmen (siehe D3 und D4). 

D6, D7 und D8 offenbaren die gentechnische Herstellung von Carotinoiden und 
Xanthophyllen, und tranformierte Organismen die die dafur erforderlichen Gene 
enthalten. Die Verwendung dieser Kenntnisse zur gentechnischen Herstellung von 
Organismen der Gattung Biakeslea ist naheliegend, weil es bekannt ist das diese 
Organismen groRe mengen an |3-Carotin produzieren. 

Der Vektor mit der SEQ ID NO: 3 ist abgeleitet von dem bekannten Vektor pANsCOSI 
die zur Transformation von Pilzen bereitgestellt wurde (Osiewacz (1994) Curr. Genet. 
26, 87-90). Die Verwendung vom Vektor mit der SEQ ID NO: 3 und die davon 
abgeleitete Vektoren in einem Verfahren zur Transformation von Biakeslea ist deshalb 
nicht erfinderisch. 
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